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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undbder 55.3) 

2 Hinsichtlich der Bestandtelle* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 .-J 6 in der ursprunglich eingerelchten Fassung 

das Sequenzprotokoll in der Beschreibung, Seiten 

1 .7 in der ursprunglich eingerelchten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undbbder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 S Dieser Bericht istohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 
12 Anspruche: Nr. 1-9 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrlfft, konnen elnlge oder alle dieser Blatter mlt der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 



Anspruche, Nr. 



1-12 



In der ursprunglich eingereichten Fassung 
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Feld Nr. Ill Kelne Erstellung elnes Gutachtens iiber Neuhelt, erf inderische Tatlgkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit _ 

Folqende Telle der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung, 
El Anspruche Nr. 12 (industrial applicability) 

Begrundung: 

S Die qesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. 12 (industria[applicability) 
beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlSuf ige Prufung 
durchgefuhrt werden braucht (genaue Angaben): 

slehe Beiblatt 

□ Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

□ Das Nucleotid- undbder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil 

die schriftliche Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computerlesbare Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ Die Tabellen zum Nucleotid- uncDbder Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer 
Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwattungsvorschnften vorgeschriebenen 
technischen Anforderungen. 

□ siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 
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Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

1.13 Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

□ die Anspruche eingeschrankt 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

I3 weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2 □ Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 
gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1 , 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

S aus folgenden GrOnden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

4. Daher ist der Bericht fOr die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstelit worden: 

□ alle Teile. 

IE die Teile, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummern beziehen: invention 1 : claim 1-2 partially . 



Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtllch der Neuheit, der erflnderischen 
Tatigkeit und der g ewer b lie hen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung ; . 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erf inderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: 


Anspruche 


6-8 


Nein: 


Anspruche 


1-5, 9-12 


Ja: 


Anspruche 




Nein: 


Anspruche 


1-12 


Ja: 


Anspruche: 


1-11 


Nein: 


Anspruche: 


12 (see separate sheet) 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Bescheides 

1 " J^JSX^* slch auf Erf,ndungen beziehen, fur die kein internaflonater 
ReoheSeHoht erstelll ^rden ist, muss sich die internatienale voriaufge Pmfung 
nicht erstrecken. 

Die neuen Anspruche 1-9 (23.06.05) beziehen sich auf eine Erfindung (Sequenz 1) die 
^TheSrt worden ist Nur Erfindung 1 (siehe Punkt IV, 2-) ist recherch.ert worden 
und wird gepriift. 

S^lnung eines Gutachtens Ober Neuhei., erfinderische Tatigkett und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

2- Anspruch 1 2 bezieht sich auf einen Gegenstand, der nach Auffassung dieser Behorde 
unter die Regel 67.1 (iv) PCT faltt Daher wird uber die gewerbliche Anwendbarke.t des 
GegenSaTds dieser Anspruche kein Gutachten erste.lt (Artikel 34(4) a) (i) PCT). 



Zjj Punkt IV 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 



3 Diese Behorde hat festgestellt, da(3 die Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen 
oZ Gruppen von Erfindungen enthalt, die nicht durch eine emz.ge al.geme.ne 
erfmderische Idee verbunden sind (Regel 13.1 PCT), namlich: 

Erfindung 1 ■ Anspruche 1-12 (alle zum teil): Mitel, dadurch gekennzeichnet, dass es 

mindestens Val und Asp ist oder umfasst. 
Erfindungen 2-1 72: Anspruche 1 -1 2 (alle zum teil):Mittel, dadurch gekennzeichnel ^ dass _es 

mindestens eine andere Komponente aus m.ndestens emer der 

Gruppen A) bis R) ist oder umfasst. 
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Die Grande dafiir sind die folgenden: 

3 1 - Die mit der vorliegenden Anmeldung zu losende Aufgabe besteht darin ein Arzneimittel 
zur Behandlung / Pravention der Krankheit TSE bereitzustellen. Als Losungen d.eser 
Au £2£ verschiedene Mittel, die jeweils gekennzeichnet sind durch mmdestens 
eineTomponente aus mindestens einer der Gruppen A) bis R) von Anspruch 1 
(verschiedene Kombinationen von Aminosauren), beansprucht. 

Die beanspruchten Erfindungen stellen rein alternative Losungen dar, die jeweils 
^kennzeiohnetsind duroh ihre eigenen besonderen technischen Merkma e. Es g.bt m 
de voSnden Anmeldung kein weiteres technisches Merkma. das * > 
Jchnisches Merkmal" einen technischen Zusammenhang zw,sche de Erfi dungen 
herstellt. Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfmdung nach Regel 1 3 PCT .st daher 
nicht erf u lit. 

2 Des weiteren istdie Verwendung von Aminosauren und / Oder Peptide enthaltende Mittel 
Sndlung und / oder Pravention von TSE aus z.B. D1 und / oder D3 bekannt. 
^^SSSlaurBn Val und Asp umfassen, sind z.B. in D1 beschrieben. Dpept.de 
mit der Sequenz Val-Asp sind auch von z.B. D2 bekannt. 

nochpih ist weder die therapeutische Anwendung von Dipeptiden, noch die Verwendung 

V™ As ^^^s the^peutisches Mittel oder die Verwendung von Peptiden zur Behand ung 
odl^aveln von TSE konnen daher nicht als einzige al.gemeine erfmdensche Idee 
^SmTvon Regel 1 3 PCT dienen, die den technischen Zusammenhang zw,schen den 
beanspruchten Erfindungen darstellte. 

Die einzelnen Erfindungen werden als die verschiedenen e.g. Ge 
cm* R»rherche fOr alle diese Erfindungen ware mit einem betrachtlicnen 
Belrcheau^nd Ibunden. Nur der erste oben erwahnte Erfindungsgegenstand ,st 
recherchiert worden. 

3.3- Erfindungl ist recherchiert worden. 
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SS^e Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
^:^e7*LJ^, Unterlagen und Erk.arungen zur Stutzung d.eser 

Feststellung 

4. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

m- SOTO CLAUDIO ET AL: "Reversion of prion protein conformational Ranges by 
Seiten 51-61, XP004483015 ISSN: 0140-6736 

NEUHErr 

5- Die Anspruche 1-5, 9-12 sind nicht neu: 

5.1- D1 nimmtdie Neuheit der Anspruche 1-5, 9-12 vorweg (siehe Seite 193, Spalte 1 , Zei.e 
4 und Seite 194, Spalte 2, letzte Zeile). 

5.2- D2 nimmt die Neuheit der Anspruohe 1 -5, 9, 1 1 vorweg (siehe Anspruohe 1 6 und 32). 

ERFINDERISCHE TATIGKEIT 

6- Die Anspruche 1 -1 2 sind nicht erfinderisch. 

6.1- Bei den Merkmalen der Anspruohe 6-8 handelt es sich nur um eine von mehreren 
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naheliegenden Moglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den 
Umstanden entsprechend auswahlen wiirde, um die gestellte Aufgabe zu losen. 

6.2- Auch wenn die Einwande bezQglich der Neuheit betreffend die Anspruche 1-5 und 9-12 
ausgeraumt werden sollten, sind diese nicht erfinderisch. Die Grunde dafiir sind die 
folgenden: 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik betrachtet. 

Die mit der vorliegenden Anmeldung zu losende Aufgabe besteht darin, ein Arzneimittel 
zur Behandlung / Prevention der Krankheit TSE bereitzustellen. 

Als Losung dieser Aufgabe ist (in Erfindung 1)ein Mittel, dadurch gekennzeichnet, dass 
es mindestens Val und Asp ist oder umfasst beansprucht. 

Die Anmelderin hat nicht gezeigt dass diese Kombination aktiv ist. Keine Erfinderische 
Tatigkeit kann anerkannt werden, wenn die vorgeschlagene Losung nicht gezeigt ist, die 
Aufgabe der Erfindung zu losen. 

Des weiteren ist es klar aus D1 allein oder mit D3 kombiniert, dass kurze synthetische 
Peptide als therapeutisches Mittel zur Behandlung von TSE bekannt sind. Die 
Verwendung von Peptiden und / oder die Herstellung einer Peptid- Bibliothek zur 
Behandlung von TSE ist deshalb nicht erfinderisch. 



GEWERBLICHE AN W EN D B ARKEIT 



7- Fur die Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des vorliegenden Anspruches 12 
gewerblich anwendbar ist, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen 
Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Anspruche 
abhangen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Anspruchen, die auf 
die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich 
anwendbar an; es konnen jedoch Anspruche zugelassen werden, die auf eine bekannte 
Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer 
solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels ftir eine neue medizinische 
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Anwendung gerichtet sind. 
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